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RESUMEN

La adhesién del Perii al Tratado de Cooperacién de Patentes (PCT), se
evaluando desde hace varios arios. Siendo la negociacion del Tratado de

viene
Libre

Comercio con los Estados Unidos el motivo por el cual se estd considerando
nuevamente. EI PCT es un instrumento que tiene por objeto hacer mds
economico para los inventores y empresas creadoras de tecnologias el registro
de patentes de invencion en los diversos paises del mundo, al promover un
sistema tinico de recepcion de solicitudes de patentes en la sede de la OMPI.
En el andlisis de la conveniencia 6 no de adhesion a este tratado se considera
cudles serian los principales beneficios y perjuicios que el Perii obtendria

de adoptar el Tratado. Considerando que, dada la actual estructura

de la

innovacion tecnoldgica en nuestro pais, con niveles de inversion infimos si
la comparamos con paises desarrollados, la adhesion al PCT, no fomentaria
una dindmica competitiva en el Pertl; asimismo, no afectard mayormente la
inversion extranjera directa pero si fomentard las importaciones en mayor

proporcidn que las exportaciones; entre otros efectos.

1. INTRODUCCION

La adhesion del Pert al Tratado de Cooperacion de Patentes, PCT !, se viene
evaluando desde hace varios afios sin que hasta el momento se haya tomado
una determinacion positiva al respecto®. La negociacion del Tratado de Libre
Comercio con los Estados Unidos trae el tema nuevamente sobre la mesa y
obliga a profundizar el andlisis para tomar una decisidn, ya que los Estados

Unidos lo consideran una exigencia.
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El PCT es un instrumento que tiene por objeto hacer mas econdémico para
los inventores y empresas creadoras de tecnologias el registro de patentes de
invencion en los diversos paises del mundo, al promover un sistema tnico
de recepcion de solicitudes de patentes en la sede de la OMPI, en Ginebra.
A través de este instrumento, las empresas creadoras de tecnologia se evitan
parcialmente los costos de presentar solicitudes de patentes o contratar
servicios legales, en cada uno de los paises del mundo. Las empresas que
opten por presentar la solicitud internacional pueden designar los paises en
los cuédles quieren ejercer los derechos de sus patentes y la Oficina de Ginebra
se encargara de hacer la busqueda y publicacion internacional, asi como el
examen preliminar internacional de la solicitud. El PCT considera que las
Oficinas Nacionales realicen el examen de fondo, autorizando la vigencia de la
patente en sus respectivos territorios.

El analisis de la adhesion de cualquier pais al PCT, debe tomar en cuenta que
el PCT se enmarca dentro de una serie de reformas a nivel internacional que
tienen como objetivo establecer un régimen de patentes mundial uniforme,
tanto del examen de forma, la bisqueda acerca del estado de la técnica, y el
examen de fondo. Entre las reformas actualmente en discusion, ademas del
PCT en si mismo, estan el Tratado sobre el Derecho de Patentes y el Tratado
sobre el Derecho Sustantivo de Patentes.

El problema de internacionalizar el régimen de patentes es que traslada
mecanicamente los incentivos que funcionan para el desarrollo de la innovacion
en algunos paises a otros paises en la que estos incentivos no funcionan.
Adicionalmente, otorga poder monopolico (la patente concede exclusividad
en el mercado) en forma automatica desde el exterior, pudiendo vulnerar
las autonomias e intereses nacionales de los paises, sobretodo los menos
desarrollados.

La adhesion al PCT debe considerar que del total de solicitudes de registro
de patentes en el Peru, el 95% de ellas pertenecen a extranjeros y solo el 5%
a nacionales, por lo que los principales beneficiarios de esta adhesion serian
las empresas multinacionales e inventores extranjeros, quienes reducen sus
costos al no necesitar presentar sus solicitudes en nuestro pais. En el anélisis
de la conveniencia 6 no de adhesion a este tratado se considerara cudles serian
los principales beneficios y perjuicios que el Pert obtendria de adoptar el
Tratado.

1 Siglas en inglés de Patent Cooperation Treaty.
2 Ver al respecto INDECOPI-AEE (1999) Ventajas de la adhesion del Pert al tratado de
cooperacion en materia de patentes (PCT). Documento de Trabajo 004-1999.
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El trabajo se ha organizado de la siguiente manera: la segunda seccion presenta
el marco legal nacional e internacional en materia de patentes, desarrollandose
el PCT y los otros tratados vinculados. La tercera seccion analiza las posibles
controversias legales y la probable internacionalizacion del sistema de patentes.
La cuarta seccion evalta el impacto econdmico e institucional de la adhesion al
PCT. Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones.

2.  MARCO LEGAL VIGENTE EN MATERIA DE PATENTES
2.1. Marco legal del sistema de registro nacional

El marco legal aplicable al registro de patentes de invencion en la Oficina de
Invenciones y Nuevas Tecnologias (OINT) del Instituto Nacional de Defensa
de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)
esta constituido, esencialmente, por la Decision 486° y el Decreto Legislativo
N¢ 823% El registro de patentes se inicia con la presentacion de la solicitud
de registro nacional por parte de la persona natural o juridica, residente o no
residente, titular de la invencion que se desea registrar.

La solicitud de registro es sometida a un examen de forma en el que se verifica
si ésta cumple con los requisitos formales que exige la Ley. En caso que ello no
ocurra, se comunica al solicitante para que subsane las deficiencias halladas
en el examen.

Transcurridos dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentacion de
la solicitud de registro o cuando fuese el caso desde la fecha de reivindicacion
de prioridad®, la OINT emite la orden de publicacion de la solicitud de registro

3 TPublicado el 19 de septiembre del afio 2000 y que entrara en vigencia el 1 de diciembre
del mismo ano.

4 Publicado el 24 de abril de 1996.

5 El término “reivindicar prioridad” significa beneficiarse de una fecha de presentacion

de una primera solicitud en algtin Pais miembro del Convenio de Paris, del cual el Pert
forma parte, al presentar una solicitud posterior - sobre el mismo invento- en algin
otro Pais miembro del Convenio de Paris, siendo el plazo para reivindicar prioridad
de un afio, contado desde la fecha de presentacién de la primera solicitud. La fecha de
presentacion de la primera solicitud es denominada fecha de prioridad.
Por ejemplo, si se presenta una solicitud de patente de invencion en Canada el 1 de
enero de 1999, y luego el 30 de diciembre de 1999 se presenta la misma solicitud en el
Perd, se considerara como fecha de presentacion de esta segunda solicitud, la fecha de
la solicitud presentada en Canad4, es decir, el 1 de enero de 1999. En atencién a ello, los
requisitos que debe cumplir la invencién en ambos casos (novedad, nivel inventivo y
aplicabilidad industrial) se evaluaran tomando como referencia la fecha de la solicitud
presentada en Canada, vale decir, el 1 de enero de 1999.
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en el diario oficial El Peruano. Cualquier oposicion a la patentabilidad de una
invencion debe presentarse dentro del plazo de sesenta dias hébiles siguientes
a la fecha de publicacion de la solicitud correspondiente.

Independientemente de que se hayan presentado oposiciones, dentro del plazo
de seis meses contados desde la publicacion de la solicitud, previo pago de la
tasa correspondiente, el solicitante debe pedir se efectiie un examen de fondo
del registro de patente solicitado, es decir, que se evalte la patentabilidad de
la invencion.

En caso que la invencion materia de la solicitud de registro cumpla con los
requisitos para su proteccion y no se encuentre incluido en ninguno de los
supuestos de prohibicion establecidos en el marco juridico vigente, la OINT
emite una resolucion otorgando el titulo correspondiente. En caso que alguno
de los supuestos mencionados anteriormente no se cumpla, el registro es
denegado. El solicitante se encuentra facultado para pedir una reconsideracion
ante la Oficina o una apelaciéon ante la segunda instancia (Sala de Propiedad
Intelectual).

2.2. Marco legal internacional
2.2.1. ;En qué consiste el Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes?

El Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (PCT) es un instrumento
administrado por la Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
que fuera adoptado el 19 de junio de 1970 y que entro en vigencia a partir del
1 de julio de 1978. EI PCT ha sido modificado en el afio 1984 y en el afio 2001.
La ultima version del PCT entrd en vigor el 1 de abril de 2002, mientras que la
ultima version de su Reglamento entré en vigor el 1 de abril de 2005.

En un inicio, el PCT se conform¢6 por un grupo de 18 Estados contratantes,
en la actualidad son 128 los paises adheridos. Este instrumento estd abierto
a los Estados miembros del Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial (Convenio de Paris). Entre los paises signatarios del PCT
se encuentran Brasil, Costa Rica, Cuba, Espana, Estados Unidos de América y
México, asi como Colombia y Ecuador.

En términos generales, el PCT es un instrumento de cooperacién que tiene
por objeto simplificar y hacer mas econdmico para los usuarios el registro de
patentes de invencién o modelos de utilidad en los diversos paises del mundo,
sin la necesidad de tener que presentar solicitudes de registro de patentes o
contratar servicios legales en cada uno de éstos.
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En lugar de ello, el PCT establece un sistema internacional que permite
presentar ante una sola oficina nacional de patentes (Oficina receptora)
una unica solicitud en un tnico idioma (solicitud internacional), la cual es
transmitida a la Oficina internacional de la OMPI, quien se encargara de hacer
llegar dicha solicitud a las oficinas de patentes de todos los paises del Tratado
que el solicitante designe (Estados designados).

El sistema PCT

El procedimiento de solicitud de registro de una patente en el PCT presenta
dos fases: una internacional y otra nacional. La fase internacional comprende la
presentacion de una solicitud internacional, una busqueda internacional, una
publicacion internacional y un examen preliminar internacional. Por su parte,
la fase nacional comprende todos los tramites que debe hacer el solicitante
de un registro de patente en la Oficina designada una vez culminada la fase
internacional. El plazo méximo para poder ingresar a la fase nacional es de 30
meses desde la fecha de prioridad (Diagrama N° 1).

A continuacidn se presenta una breve descripcion del procedimiento:

a)  Presentacion de la solicitud internacional. La solicitud internacional se
presenta ante la Oficina receptora y debe contener los paises designados
en donde se desea proteger una invencion. La solicitud internacional
debe presentarse en el idioma que la Oficina receptora acepte para tal
fin, es decir, en uno de los idiomas de publicacion internacional: aleman,
chino, espanol, francés, inglés, japonés o ruso. Esta solicitud surtira
los mismos efectos de una presentacion nacional regular en cada pais

designado.
Diagrama N° 1
PROCEDIMIENTO PCT
Meses TL'
0 12 18 30
Busqueda Examen preliminar

Presentacion internacional internacional
de la solicitud  Publicacién
internacional internacional

Entrada en la fase

nacional

Fuente: Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual.
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La Oficina receptora es la encargada de realizar un examen de forma
de la solicitud internacional. Ademas, esta Oficina debe transmitir un
ejemplar de la solicitud internacional tanto a la Oficina internacional
como a la Administracion encargada de la busqueda internacional
competente.

b)  La busqueda Internacional. La Administracion encargada de la busqueda
internacional debe realizar un examen de busqueda de antecedentes,
a efectos de determinar el estado de la técnica correspondiente a las
reivindicaciones presentadas en la solicitud de patentes, a partir de
una revision de los documentos de patentes y publicaciones cientificas
disponibles.

Los resultados de la busqueda se reflejan en un informe de busqueda
internacional. Este informe no debe contener comentarios sobre la
patentabilidad de la invencion, pero si deberd enumerar la lista de
documentos relativos al estado de la técnica que son pertinentes para las
reivindicaciones de la solicitud internacional en cuestion.

c) Publicacién internacional. Transcurridos 18 meses desde la fecha de
prioridad de una solicitud, la Oficina internacional publicara la solicitud
internacional (tal como fue presentada) y el informe de busqueda
internacional, asi como las reivindicaciones y sus modificaciones. Esta
publicacion pasa a formar parte del estado de la técnica a partir de la
fecha de publicacion internacional. El PCT establece que, en general,
la publicacion internacional surtird en el Estado designado los mismos
efectos que los que disponga la legislacion nacional de dicho Estado para
la publicacién nacional obligatoria de las propias solicitudes nacionales
no examinadas.

d)  Examen preliminar internacional. El examen preliminar internacional,
elaborado por la Administracion encargada del examen preliminar,
consiste en una opiniéon preliminar y no vinculante acerca de la
novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial de la invencion®.
Es un procedimiento facultativo para los solicitantes, por lo que
debera efectuarse independientemente de la solicitud internacional’.
Ademas, se debe precisar que dicho examen asi como el de busqueda

6 El examen preliminar internacional esta regulado en el Capitulo II del PCT.
7 Por lo general, se recomienda no efectuar la solicitud de examen preliminar antes de
recibir los resultados del informe de busqueda internacional.
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internacional, si bien puede ser tomado como referencia, no reemplaza
el examen de fondo a ser realizado, durante la fase nacional, por las
oficinas nacionales.

Con el examen preliminar se permite al solicitante (antes de ingresar a la
fase nacional) “ganar tiempo” para evaluar mejor la utilidad y necesidad
de proteccién en los paises designados asi como reducir la incertidumbre
acerca de la posibilidad de que la invencion sea o no patentable o cumpla
con los requisitos de patentabilidad.

e) Fase nacional. Por tltimo, el procedimiento del PCT culmina con el tramite
de la solicitud en las Oficinas nacionales designadas, que incluye los
mismos requisitos contemplados bajo el procedimiento tradicional. Para
entrar en la fase nacional, normalmente el solicitante debe pagar una
tasa nacional y si la solicitud no ha sido redactada en el idioma nacional,
debe proporcionar una traduccién de la misma antes del vencimiento
del plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad®. La Oficina designada
no podrad tramitar ni examinar la solicitud internacional antes del
vencimiento del referido plazo, salvo peticion expresa del solicitante.

Los Estados contratantes se encuentran prohibidos de establecer que las
solicitudesinternacionales cumplan, encuantoasuformao contenido, requisitos
diferentes o adicionales a los establecidos en el PCT y su Reglamento’.

Es potestad delas oficinas nacionales la concesion o la denegacion de un registro
depatentedeinvencién, enaplicaciondelalegislacionnacional correspondiente.
Cabe precisar que cualquier disposicion del PCT y su Reglamento relativa a la
definicion del estado anterior de la técnica debera entenderse exclusivamente
a los efectos de la fase internacional del procedimiento. En este sentido, el
sistema PCT constituye, basicamente, un sistema centralizado de presentacion
de solicitudes y no de concesion de patentes. Dicho en otros términos, el PCT
ha dado lugar al surgimiento de solicitudes internacionales y no de patentes
internacionales (Diagrama N° 2).

8 Cabe sefalar que, con anterioridad al 1 de abril de 2002, el plazo maximo de entrada a la
fase nacional era de 20 meses posteriores a la fecha de prioridad cuando no se solicitaba
el examen preliminar.

9 Sin perjuicio de ello, se permite la exigencia de ciertos requisitos adicionales, tales
como el nombramiento de un mandatario, la indicaciéon de un domicilio legal para las
notificaciones, la declaraciéon del inventor, entre otros.
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Diagrama N° 2
RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO PCT
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Fuente: Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual.

Las tasas del procedimiento PCT

El procedimiento PCT contempla el pago de una serie de tasas por parte
del solicitante, destinadas a remunerar el trabajo de la Oficina receptora, la
Administracionencargadadelabusquedainternacional,laOficinainternacional
y la Administracion encargada del examen preliminar internacional. Por otro
lado, las Oficinas designadas se encuentran facultadas para exigir al solicitante
el pago de una tasa nacional cuyo importe es publicado en la Gaceta a cargo de
la Oficina internacional.

En ese sentido, la oficina nacional de patentes de un Estado contratante podra
exigir tasas que remuneren su labor en calidad de Oficina receptora y/u Oficina
designada (tasa nacional, tasa por modificaciones y anualidades'?).

10 Son tasas periddicas que se deben pagar anualmente para mantener vigente una patente
o una solicitud de patente de invencién. La obligacion de pagar anualidades se inicia a
partir del tercer aniversario de la presentacion de la solicitud. Es importante mencionar
que para el caso de patente de modelo de utilidad no existe esta obligacion.
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. Tasas a pagar en la Oficina receptora®

- Tasa de transmision. Remunera la labor de la Oficina receptora.

- Tasa de busqueda. Es recaudada por la Oficina receptora la cual,
a su vez, la remite a la Administracion encargada de la busqueda
internacional.

- Tasa de presentacion internacional. Es a favor de la Oficina internacional.
Esta tasa comprende:

a.- Tasa de base. Es recaudada por la Oficina receptora la cual, a su vez,
la remite a la Oficina Internacional. Si la solicitud contiene mas de 30
hojas, se aplica una tasa adicional por hoja.

b.- Tasa de designacién. Es recaudada por la Oficina receptora la cual, a
su vez, la remite a la Oficina internacional. Cabe sefialar, que por
solicitud se paga como maximo la designacion de 5 paises, siendo
gratuita la designacion de los restantes paises. Ello brinda incentivos
para que los solicitantes designen una cantidad elevada de paises.

. Tasas a pagar en la Administracion encargada del examen preliminar
internacional®
- Tasa de examen preliminar. Tasa que remunera la labor de la
Administracion encargada del examen.
- Tasade Tramitacion. Tasa recaudada por esta Administraciéon encargada
del examen a favor de la Oficina internacional.

El Cuadro N° 1, muestra las tasas vigentes para el periodo 2005, que se pagan
a las Oficinas receptoras y a las Oficinas encargadas del examen preliminar
internacional. Es importante mencionar que con excepcion de la tasa de

11 Ademas de las tasas mencionadas, en circunstancias especiales, también se debe

pagar a dicha oficina tasas por documento de prioridad, tasa por confirmacién de la
designacién precautoria, tasa por pago tardio y la tasa por copias de documentos. Estas
tasas, en general, dependen de las propias Oficinas receptoras y no forman parte del
procedimiento general.
Por otro lado, existen diversas tasas a pagar en la Administraciéon encargada de la
buisqueda internacional que los solicitantes deben cancelar. Estas son: una tasa de
buisqueda adicional, una tasa de reserva y tasas por copias de documentos. Estas tasas
dependen de las propias oficinas y no forman parte del procedimiento general.

12 Ademas, se debe abonar a dicha oficina tasas de examen adicional, de reserva y por

copia de documentos. Estas tasas, dependen de las propias Oficinas y no forman parte
del procedimiento general.
Por otro lado, la Oficina Internacional cobra una tasa por extensién de la solicitud a un
Estado sucesor, tasa especial por la publicacién de una solicitud de rectificacién de un
error evidente, una tasa de publicacién anticipada (antes de la emisién del informe de
busqueda internacional) y una tasa por copias de documentos.
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transmision, que es fijada por la Oficina receptora y que esta destinada a cubrir,
entre otros gastos, los costos de remision de la documentacion a la Oficina
internacional de la OMP], en el resto de casos, dicha Oficina actia como un
recaudador de tasas que deben ser remitidas a la Oficina internacional.

Cuadro N°1
TASAS A PAGAR EN EL PROCEDIMIENTO PCT
(En USS$, periodo 2005)
Tasas EPO* | OEPM* | USPTO
Tasas pagaderas a la Oficina Receptora
Tasa de trasmision 130 83 300
Tasa por certificado de prioridad 39 33 20
Tasa internacional
Tasa de base 1173 1173 1211
Tasa por cada hoja que exceda las 30 13 13 13
Tasas de busqueda 2015 2015 1000
Tasas pagaderas en virtud del Capitulo II
(examen preliminar)
Tasa de examen preliminar 1989 654 750
Tasa de tramitacion 168 168 173

* Tipo de cambio: 1.3 ddlares por euro.
Fuente: OMPI, OEPM.

En cuanto a las tasas de transmision, se observa que la Oficina Norteamericana
de Patentes (USPTO) cobra aproximadamente 3 veces mas de lo que cobra
la Oficina Espanola de Patentes y Marcas (OEPM). Las tasas de busqueda
también difieren dependiendo de la oficina que realice el examen. Asi, en la
Oficina Europea de Patentes (EPO) la tasa es aproximadamente dos veces mas
que la tasa que se cobra en la USPTO.

En cuanto a las tasas por examen preliminar internacional, éstas también
difieren dependiendo de la Oficina encargada de realizar el examen. Asi, en la
EPO, esta tasa es 165% mas que en la USPTO.

De esta manera, el Cuadro N° 1 muestra que los costos del procedimiento
PCT pueden variar dependiendo de la Oficina encargada de la busqueda
internacional y la Oficina encargada del examen preliminar escogida en caso
se solicite el examen preliminar. Esta decisién dependerd de la evaluacion
que haga el solicitante. La mayoria de las solicitudes internacionales que ha
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superado la etapa de la busqueda internacional ha sido objeto de una solicitud
de examen preliminar internacional, lo que demuestra claramente el valor y
la utilidad del procedimiento de examen preliminar internacional para los
solicitantes y agentes™.

Cabe sefialar que el procedimiento contempla que la tasa de presentacion
internacional y la tasa de tramitacion se reduciran en un 75% si la solicitud es
presentada por personas naturales que sean nacionales y estén domiciliadas
en paises miembros, con un Producto Nacional Bruto per capita anual inferior
a US$ 3000. El Pert estaria dentro de este grupo de paises, por lo que el costo
del procedimiento para las personas naturales, seria menor en relacion con
las referidas tasas. Este dato es importante si se tiene en consideracion que la
mayoria de solicitantes de registros de patentes y modelos de utilidad peruanos
son personas naturales, a diferencia de otros paises. Lamentablemente,
este beneficio ain no se hace extensivo a las otras tasas previstas en el
procedimiento PCT, tales como, la tasa de busqueda y la tasa de examen
preliminar internacional, por ejemplo.

Principales ventajas y desventajas del PCT
Las principales ventajas que brinda el PCT podrian resumirse en:

i) Los usuarios del sistema PCT se benefician con una considerable
simplificacion en la gestion de sus solicitudes de patentes, toda vez que
este sistema brinda la posibilidad de que una sola solicitud, redactada en
un idioma, y ante una sola Oficina reemplace a multiples presentaciones
en el extranjero hasta la entrada en la fase nacional. Esto les evita la
redaccion de solicitudes paralelas para una misma invencion que difieren
unas de otras en funcién de los requisitos de forma y contenido que exige
cada Estado en el que se desea obtener proteccion. Asimismo, en tanto
dure la fase internacional, les evita la designacion de un mandatario por
pais y la realizacion de traducciones de la solicitud a otros idiomas.

ii)  El sistema PCT permite que el solicitante pueda diferir distintos gastos,
tales como las tasas nacionales, los costos de las traducciones y los
honorarios de los mandatarios a contratarse en cada pais, hasta la entrada
en la fase nacional. Dichos gastos, incluso, pueden ser evitados, en caso
que se opte por no continuar con la fase nacional en alguno de los Estado
designados, es decir, el sistema PCT permite al solicitante, reducir una
serie de gastos en los que incurriria inicialmente en un contexto en el

13 Seminario Nacional de la OMPI sobre la proteccién por patentes (2003).
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iif)

que ain no cuenta con informacion respecto del grado de novedad de la
invencion y el valor economico de la misma.

Por otro lado, dentro del sistema PCT existe la posibilidad de aplazar
la decision sobre las presentaciones en el extranjero hasta 30 meses
contados a partir de la fecha de prioridad. Esto permite que el solicitante
“gane tiempo” para evaluar el valor econdmico de la invencion y las
posibilidades de obtener una patente antes de entrar en la fase nacional.
Cabe hacer notar que este periodo de reflexion es, tradicionalmente, de
doce meses, en caso se reivindique prioridad, sin embargo, se prolonga
con el procedimiento PCT, hasta 30 meses contados a partir de la fecha
de prioridad.

Las principales desventajas del PCT podrian resumirse en:

i

iif)

El sistema PCT es un sistema complejo para empresas e inventores
individuales locales. El PCT y su Reglamento han sido concebidos
tomando en cuenta las necesidades concretas de las empresas
internacionales y estudios de abogados especializados que intervienen
en su aplicacion. Se trata de un sistema dificilmente manejable por
alguien sin experiencia en estos menesteres. Aunque el PCT no obliga a
los solicitantes a designar un mandatario, es recomendable hacerlo.

El PCT pone en ventaja inmediata a todos aquellos paises y empresas
que tienen inventos comprobados de su valor comercial y utilizacion en
multiples paises, pero beneficia poco y/o no beneficia a los paises que
tienen pocos inventos y de escasa utilizacion fuera de su pais. Beneficia
mas a los paises ricos que a los pobres.

El PCT se vuelve lejano para aquellos inventores de paises en vias de
desarrollo que recién tienen que evaluar la puesta en valor comercial de
sus invenciones. Estos inventores registraran posiblemente su invento
(para fines de protegerlo) en su propio pais y si tienen dinero para cubrir
los costos, designaran sea al azar o por intuicién a 1 o 2 paises adicionales
donde crean que podrian tener mercado; pero no tienen seguridad del
retorno de sus inventos y de beneficiarse del PCT sino hasta que el
mercado lo decida.

Los costos absolutos de la solicitud internacional, del examen de busqueda y
de los examenes de fondo en los paises designados, siguen siendo onerosos
y lejanos a las posibilidades de las empresas e inventores de los paises en
vias de desarrollo. Adicionalmente, las técnicas de patentamiento ofensivo
y defensivo y la alta litigiosidad existente en las Oficinas de Patentes de los
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paises desarrollados, hace también dificil cubrir los costos de estos procesos
por parte de los inventores de los paises subdesarrollados.

2.2.2. E1 PLT, el SPLT y la reforma actual del PCT
Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT)

EIPLT fue adoptado enjunio del 2000 y entrd en vigor el 28 de abril del 2005. Este
Tratado tiene por objetivo simplificar y armonizar las formalidades fijadas por
las oficinas nacionales de patentes para la presentacion de las solicitudes y el
mantenimiento de las patentes (en la actualidad, los requisitos exigidos varian
de un pais a otro). El PLT prevé formularios normalizados y procedimientos
simplificados, se incluyen los requisitos relacionados a la forma y contenido de
las solicitudes internacionales presentadas en virtud del PCT. En consecuencia,
el PLT armoniza las condiciones y procedimientos aplicables a las solicitudes
nacionales y a las solicitudes internacionales del PCT.

El acercamiento del PLT y el PCT para constituir normas comunes relativas a
las condiciones administrativas busca hacer realidad el objetivo de simplificar
los requisitos y los procedimientos para todas las solicitudes de patente en
todo el mundo. Por lo tanto, el PLT representa un avance hacia la armonizacion
mundial del Derecho de patentes.

Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (SPLT)

El hecho que cada pais cuente con su propio régimen juridico en lo que atafie
a la concesion de patentes trae como consecuencia que una misma invencion
pueda ser objeto de proteccién en un pais, sea denegada en otro y sea declarada
nula en un tercero.

En ese sentido, el proyecto del SPLT busca armonizar los criterios de
patentabilidad en los distintos paises del mundo, en aspectos tales como:
a) la definicion del estado de la técnica, b) la novedad, el nivel inventivo (o
no evidencia), c) la aplicacién industrial, d) la divulgacion y consentimiento
informado previo, e) la estructura e interpretacion de las reivindicaciones;
entre otros criterios en discusion en la actualidad.

El SPLT tiene por objeto la constitucion de un sistema de patentes mas
homogéneo. En ese sentido, completa junto con el PLT y el PCT las estructuras
internacionales legales existentes que, hasta el momento, alcanzan el objetivo
previsto de armonizacion, aunque sdlo parcialmente. Como se sabe, el PLT
se limita a la armonizaciéon de los procedimientos y los requisitos relativos
a las solicitudes internacionales y nacionales de patentes, mientras que en el
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PCT se abordan ciertos principios de derecho sustantivo que son aplicables
unicamente en la fase internacional de las solicitudes del PCT.

El SPLT se encuentran a la espera de una decision consensual, en temas tales
como: a) el sistema del primer solicitante', b) el cardcter técnico o general
de la invencion®, c) las exclusiones de patentamiento', d) el acceso legal y
consentimiento informado previo, etc.

Reforma del PCT

El proceso de reforma del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes
(PCT) tiene, entre otras, las siguientes aspiraciones:

. Prolongar la fase internacional, que actualmente es de 30 meses, para
facilitar la tramitacion de las solicitudes, en particular, en lo relativo al
examen de fondo.

. Disminucién del costo para expandir la designacion a todos los paises
del Tratado, mediante el pago de una tasa tinica.
. Establecer que los examenes internacionales de busqueda y de

patentabilidad tengan cardcter vinculante, reemplazando la labor de las
oficinas nacionales, al menos, enlos paises en desarrollo. Cabe mencionar,
a modo de antecedente, que el sistema PCT fue modificado a efectos de
que la busqueda internacional lleve un informe de patentabilidad no
vinculante del examinador, lo que antes no existia. Es decir, se trataria
de un proceso en el cual se pretende ir desvinculando la tramitacion de
patentes y su normativa, de la competencia de autoridades nacionales.

Ultimamente, el Japén y algunos paises desarrollados han propuesto lo que se
ha denominado “la nueva ruta del PCT”, en donde se busca su transformacion
en un mecanismo para hacer vinculante el pronunciamiento de la oficina
internacional de patentes (la OMPI) en todos los territorios de los paises
miembros del PCT.

14 Por ejemplo, Estados Unidos aplica el principio de “primero en inventar” para
determinar quien tiene derecho a una patente. Mientras que el resto del mundo utiliza
la norma “primero en solicitar”.

15 El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio (ADPIC) de la Organizaciéon Mundial del Comercio (OMC), al igual
que el Convenio sobre la Patente Europea, establece que las patentes se concederan
a invenciones “en todas los campos de la tecnologia”. Este es un punto que Estados
Unidos estaria buscando desconocer para conseguir que en otros territorios, por
ejemplo, los métodos comerciales sean patentables a pesar de que no representan un
“avance técnico”.

16 Se discute la patentabilidad de plantas, animales, métodos terapéuticos, etc.
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3. MATERIAS EN CONTROVERSIA CON RELACION A LA
LEGISLACION VIGENTE

A continuacién se presenta un andlisis de las principales materias en
controversia que generaria la adhesion del Pert al PCT con relacion a la
observancia del ordenamiento juridico de la Comunidad Andina de Naciones
(CAN) y la eventual contravencién de la Constitucion Politica del Pera
(problema constitucional), asi como, un analisis respecto a los efectos de la
publicacion internacional de la solicitud de patente y el inicio del plazo
de oposicion regulado en nuestra legislacion (efectos de la publicacion
internacional y el plazo de oposicion). Finalmente, se analiza los riesgos de
una internacionalizacion o desnacionalizacion del sistema de patentes.

3.1. Observancia del ordenamiento juridico andino

Es necesario mencionar que el Pert1 es miembro de la Comunidad Andina de
Naciones, y que parte de sus compromisos como tal, consisten en respetar el
sistema juridico emanado de los drganos del Sistema Andino de Integracion.
Las normas de este sistema juridico estan integradas, entre otras, por las
Decisiones de la Comisiéon de la Comunidad Andina, las mismas que cuentan
con rango de normas supranacionales.

En tal sentido, en la medida que algunas de las disposiciones establecidas en el
PCT no guarden concordancia con la normativa comunitaria andina, el Pert al
adherirse a este instrumento y aplicar sus disposiciones, estaria incumpliendo
los compromisos comunitarios asumidos, con las consecuencias que ello
implica.

Cabe hacer notar que la adhesion al PCT implicaria para el Pert dejar de
observar la aplicacion de mecanismos, previstos en la Decision 486, Régimen
Comun sobre Propiedad Intelectual, que tiene por objeto garantizar el respeto
de los derechos de paises de origen y pueblos indigenas titulares de recursos
genéticos y conocimientos tradicionales'.

En efecto, los paises miembros del PCT se encuentran prohibidos de establecer
que las solicitudes internacionales cumplan, en cuanto a su forma o contenido,
requisitos diferentes o adicionales a los establecidos en dicho Tratado y su
Reglamento. En tal sentido, la aplicacién de esta disposicion generaria que el
Pert deje de aplicar lo establecido en los literales h) e i) del articulo 26 de la

17 Conforme alasdisposicionesy principios establecidos en el Convenio sobre la Diversidad
Bioldgica.
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Decision 486, mediante los cuales se exige que una solicitud de patente cumpla
con incluir aquellos documentos que acrediten el origen legal del recurso
genético o conocimiento tradicional, segtn sea el caso, que haya permitido la
obtencion o desarrollo de la invencidon que se solicita patentar.

Asimismo, la imposibilidad de exigir que una solicitud de patente de
invencion obtenida a partir de un recurso genético o conocimiento tradicional
deba adjuntar la documentacion que acredite el origen legal de esos recursos
o conocimientos, también impedira la aplicacion de lo dispuesto en el articulo
39y literales g) y h) del articulo 75 de la Decision 486%.

3.2. Problema constitucional

Es necesario mencionar que a consideracion de algunas posiciones, la adhesion
del Peru al PCT tendria un problema de expresa cesion de soberania que es
contraria a la Constitucion Politica del Perti, y que no podria convalidarse sin
un proceso de reforma constitucional. Ello, en atencion a que el PCT establece
que sus disposiciones podran ser objeto de revisiones y modificaciones por
parte dela Asamblea de Miembros, que seran de cumplimiento obligatorio para
los paises que suscribieron el Tratado. Es decir, mediante dicho instrumento
se otorga poderes y competencias a organismos supranacionales, los cuales
pueden tomar decisiones de aplicacion directa e inmediata, sin necesidad
alguna de aprobacion o de incorporacion a los derechos internos mediante la
intervencion de los organos constitucionales del Estado (particularmente, el
Congreso de la Republica).

No obstante lo anterior, cabe mencionar que el Estado Peruano ha asumido
compromisos de integracion como el que se da en el &mbito de la Comunidad
Andina. En este ambito, existe el Sistema Andino de Integracion, que es el
conjunto de Organos e instituciones creadas por los paises miembros, y a
las que se han transferido algunas de sus competencias (funcién normativa
y jurisdiccional en materia de propiedad intelectual, por ejemplo) para el
cumplimiento del objetivo de la integracion. Asimismo, puede mencionarse

18 Cabe mencionar que conforme a lo dispuesto en el articulo 39 antes referido, una
solicitud de patente cae en abandono si habiendo sido notificado con un requerimiento
de subsanacién por no adjuntar, entre otros, los requisitos establecidos en los literales
h) e i) del articulo 26 de la Decision 486, el solicitante no cumple con absolver dicho
requerimiento dentro del plazo previsto. Asimismo, cabe referir que conforme a lo
dispuesto en los literales g) y h) del articulo 75 antes referido, la autoridad nacional
competente debe declarar de oficio 0 a pedido de parte lanulidad de una patente cuando
se hubiere incumplido con los requisitos establecidos en los literales h) e i) del articulo
26 de la Decision 486.
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el caso de la adhesion del Pera al Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial (gestionado por la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual), en el cual la asamblea de miembros también cuenta con facultades
para aprobar modificaciones al tratado.

3.3. Efectos de la publicacion internacional y el plazo de oposicion

Por otro lado, es necesario mencionar, que con la adhesion del Perta al PCT
podria surgir cierta discusion respecto a los efectos de la publicacion de la
solicitud internacional en relacion con el inicio del plazo de oposicion. Cabe
tener en cuenta que conforme a nuestralegislacion, quien tengalegitimo interés,
dentro de los 60 dias habiles siguientes a la publicacion de la solicitud, podra
presentar oposicion fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad de
la invencion.

En general, el PCT establece que la publicacion internacional surtira en el
Estado designado los mismos efectos que los que disponga la legislacion
nacional de dicho Estado para la publicacion nacional obligatoria de las
propias solicitudes nacionales no examinadas. Sin embargo, cuando el idioma
de la publicacién internacional sea diferente del empleado en las publicaciones
efectuadas con arreglo a la legislacion nacional del Estado designado, éste
podra establecer que los efectos de la publicacion internacional solo seran
aplicables a partir de la fecha en que se publique una traduccion en este tltimo
idioma, conforme disponga la legislacion nacional”. Asimismo, los Estados
designados pueden establecer en su legislacion nacional, que los efectos de la
publicacion internacional s6lo serdn aplicables a partir de la fecha de recepcion
en su Oficina nacional, de una copia de la solicitud internacional tal como
fuera publicada. De optar por esta alternativa, esa Oficina debera publicar la
fecha de recepcion en su Gaceta lo antes posible.

El otorgar a los Estados designados facultad para establecer el momento a
partir del cual la publicacion internacional de la solicitud internacional surte
efectos, tiene por objeto el evitar que el plazo de oposicién se inicie con la
publicacion de la solicitud internacional en la Gaceta a cargo de la Oficina
internacional de la OMP], es decir antes de que la solicitud internacional entre
a la fase nacional, dado que esto podria dificultar el ejercicio del derecho a

19 O se ponga a disposicion del publico una traducciéon en este ultimo idioma dejandola
abierta a inspeccién del publico, conforme disponga la legislacion nacional; o el
solicitante envie una traduccion en este tltimo idioma al real o presunto usuario no
autorizado de la invencidn reivindicada en la solicitud internacional.
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presentar oposiciones por parte de las personas interesadas, asi como la labor
de la autoridad nacional. Se debe tener en cuenta que la solicitud internacional
es publicada transcurridos 18 meses desde la fecha de prioridad y que, ademas,
el solicitante puede retrasar su ingreso a la fase nacional otros 12 meses.

Asi, parael caso de solicitudesinternacionales que sean publicadasen unidioma
distinto al espafiol, el Perti podria establecer en su legislacion la obligacion de
publicar una traduccién de la solicitud durante la fase nacional una vez emitida
la orden de la OIN. Al respecto, cabe tener en consideracion que conforme a la
Resefia anual del PCT del afio 2004%, el 99,3% de solicitudes internacionales fue
publicada en un idioma distinto al espafiol, porcentaje al cual le seria aplicable
la disposicion nacional que exige la publicacion en el diario oficial una vez
emitida la orden de la OIN. Sin embargo, dicha disposicion, en principio, no
aplicaria al restante 0,7% de solicitudes internacionales publicada en idioma
espafol.

Por otro lado, el Pertt podria establecer en su legislacion nacional, que los
efectos de la publicacion internacional s6lo serdn aplicables a partir de la fecha
de recepcion enla OIN, de una copia de la solicitud internacional tal como fuera
publicada. Supuesto en el cual, la OIN debera publicar la fecha de recepcion
en su Gaceta lo antes posible (actualmente no se cuenta con tal Gaceta). Al
respecto, cabe hacer notar que esta alternativa tiene la limitacion de que la
recepcion en la OIN, de la copia de la solicitud internacional tal como fuera
presentada, no coincidiria necesariamente con el inicio de la fase nacional,
fase en la cual el solicitante si debe presentar una traduccion de la solicitud
internacional en caso haya sido publicada en un idioma distinto al espafiol.
Ademas, no se contempla la publicacion de la solicitud (o su traduccion, de ser
el caso) en la fase nacional.

En ese sentido, cabe considerar que Colombia ha optado por establecer en su
legislacion la obligacion de publicar las solicitudes internacionales en idioma
castellano cuando entren a la fase nacional siempre que cumplan los requisitos
establecidos, precisando ademas, que dicha publicacion surtird los efectos
previstos en el articulo 42 de la Decisién 486, es decir, que dara inicio al plazo
de oposicion, antes referido. Asimismo, México ha optado por establecer en
su legislacion, la obligacion de publicar las solicitudes internacionales cuando
entren en la fase nacional.

20 Ver: http://www.wipo.int/pct/es/activity/pct_2004.pdf.
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3.4. Lainternacionalizacion o desnacionalizacion del sistema de
patentes

Tal como se ha mencionado anteriormente, el PCT es un instrumento que
permite simplificar y hacer mas econémico para las multinacionales la solicitud
de patentes en diversos paises del mundo, al no tener las empresas que
presentar solicitudes de registro en cada uno de éstos. Las oficinas nacionales
tienen la facultad de conceder o denegar el registro de patente, en aplicacion
de la legislacion nacional correspondiente. En ese sentido, actualmente, el
sistema PCT constituye un sistema centralizado de presentacion de solicitudes
internacionales y no de concesion de patentes internacionales.

No obstante ello, en un analisis en conjunto de la adopcion del Tratado sobre
el Derecho de Patentes, el proyecto del Tratado sobre el Derecho Sustantivo
de Patentes, y las propuestas de modificacion del PCT (incluyendo la “nueva
ruta del PCT”), se puede apreciar que, en particular, los paises desarrollados
procuran la adopcion de un sistema internacional de patentes, en reemplazo
de la situacion actual en la que cada pais tiene sus propias leyes, su propia
oficina de patentes y sus propios tribunales.

En este sentido, el PCT, su proceso de reforma en concordancia con el PLT y
el futuro Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes, tienen por objetivo
establecer un régimen uniforme sobre patentes, tanto de la parte procesal
como de la parte sustantiva.

Internacionalizar el sistema de patentes a través de una armonizacion total
implica transladar mecanicamente los incentivos que funcionan para el
desarrollo de la innovacién en algunos paises, a todos los paises del mundo,
sin que ello sea necesariamente cierto, ya que por el momento el sistema no
funciona en muchos paises en vias de desarrollo®'. Esto podria poner en juego
el fin de la politica de patentes como herramienta suigeneris para el desarrollo
nacional.

De otro lado, otorgar poder monopdlico automaticamente desde el exterior,
en economias que por circunstancias y nivel de desarrollo podrian requerir
un tratamiento diferenciado, puede ser contraproducente a los intereses
nacionales. Un pais podria crear u otorgar proteccion de exclusiva dentro de
su territorio interpretando de manera laxa los requisitos de novedad, altura
inventiva y aplicacion industrial. Las condiciones de patentabilidad podrian

21 Laarmonizacién no siempre es positiva, sobre todo en paises donde la inventiva no esta
vinculada a las patentes.
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ser relativizadas a efectos de otorgar derechos de exclusiva a creaciones
intelectuales que no representan un aporte para el desarrollo cientifico”. De
esta manera se podria ir ampliando el conjunto de mercados con proteccion
monopdlica legal “injustificada”, en detrimento de los mercados en libre
competencia, con sus consecuencias sobre el aumento de precios y el bienestar
de los consumidores. Es decir, lejos de promoverse la innovacién y desarrollo
de la ciencia y tecnologia, estariamos avanzando hacia un sistema de patentes
que limita la libre competencia y perjudica a los consumidores.

Por ultimo, cabe sefalar que en estos procesos de reformas y adopcion de
nuevos tratados que tienden a configurar un sistema internacional de patentes,
los paises mas desarrollados se han resistido a las propuestas de los paises
en desarrollo que buscan se conceda derechos de proteccion al acceso a sus
recursos genéticos y conocimientos tradicionales y se impida el patentamiento
ilicito y la biopirateria. Asimismo se resiste el otorgamiento de derechos de
propiedad intelectual en las 4reas de interés de los paises menos desarrollados,
como pueden ser el folklore, la industria de la cocina, la arqueologia, y otras
expresiones sociales y culturales.

4. IMPACTO DE LA ADHESION DEL PERU AL PCT

En esta seccidn se presenta un andlisis del impacto esperado de la adhesion
del Perti al PCT. Para ello, primero se estudiara el probable efecto en la Oficina
de Inventos y Nuevas Tecnologias, OINT, del INDECOPI. Luego se revisara
sus probables repercusiones en la libre competencia, la inversion extranjera
directa, y los flujos de comercio y empleo. Finalmente se revisaran aspectos
institucionales vinculados al sistema nacional de ciencia y tecnologia, al
sistema de informacidn y busqueda de patentes y a su impacto en los ingresos
de los estudios de abogados vinculados al sistema de patentes.

4.1. Impacto en la demanda de servicios de la OINT

El Grafico N° 1 muestra que en el Pert, desde 1993 hasta diciembre del 2005,
el 95% de los solicitantes de patentes de invencion son extranjeras y solo el 5%
son nacionales. Del 2000 al 2004, en términos absolutos, de 4,683 solicitudes
de patentes acumuladas durante ese periodo, solo 175 fueron de nacionales
y 4,508 de extranjeras®. Esto demuestra la inmensa asimetria en el desarrollo

22 La flexibilizacién de los requisitos de patentabilidad favorece a los paises de alto
desarrollo tecnolégico que tienen muchos cuasi-inventos y que podrian obtener
proteccion exclusiva para ellos, perjudicando la libre competencia.

23 Datos de la Oficina de Inventos y Nuevas Tecnologias, OINT, INDECOPI.
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de patentes de nacionales en comparacion con las patentes de extranjeros en
el Pert. La diferencia es ain mucho mas espectacular si se toma las solicitudes
de patentes en todas las oficinas del mundo y no solo aquellas existentes en el
Peru.

De adherirse el Perti al PCT es probable que algunas empresas o inventores
extranjeros con patentes validas en el Perti opte progresivamente por pasarse
al sistema PCT, dejando de hacerlo directamente a la OINT. Esto debido a los
menores costos de los procedimientos. Asimismo, toda nueva solicitud de
patentes de residentes extranjeros seguramente —por lo motivos indicados-
también utilizard el sistema PCT desde el comienzo.

Grafico N2 1
REGISTROS SOLICITADOS, INVENCIONES
POR NACIONALIDAD DEL SOLICITANTE
(1993-2005)

Patente de Invencion .
5% Modelo de Utilidad

13%

95% 87%

[ Nacionales [ Extranjeras O Nacionales O Extranjeras

Fuente: Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologias — INDECOPI

En el lado de los residentes nacionales, la demanda de registros en el sistema
PCT de los pocos inventores nacionales dependera de la capacidad de pago
que estos tengan y de sus expectativas acerca del valor de mercado de su
invencion y su aplicabilidad y uso en otros paises. Dado el valor de las tasas
de transmision internacional y de busqueda, mas las tasas de designacion
(que, estarad en funcion del numero de mercados en los que se desee proteger
la invencion) los residentes nacionales deberan decidir si optan por la via PCT
o por el procedimiento tradicional. En todo caso, lo importante es destacar
que en el mejor de los casos solo un punado de las 175 patentes de peruanos
se beneficiaria con el PCT.
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Tomando en cuenta que el sistema PCT facilita el registro en mas de un pais,
es probable que a futuro la demanda en su conjunto por solicitudes de registro
de patentes de residentes extranjeros se incremente ain mas, ya que ellos
son los principales productores de patentes en el mundo y actualmente solo
unos cuantos registran sus patentes en el Perti. La disminucion de los costos
y otras facilidades del PCT los incentivara a designar al Perti como territorio
protegido.

En consecuencia, como efecto de la adhesion del Pera al PCT, los cambios
anotados en la demanda deberian reflejarse en un primer momento en una
disminucién del flujo anual de solicitudes de patentes extranjeras que utilicen
el sistema tradicional y un creciente numero de solicitudes de patentes
extranjeras que utilice el sistema PCT. Quizas al comienzo, el total de solicitudes
de patentes extranjeras disminuya por efecto del tiempo que toma la entrada
de solicitudes PCT (debido a la demora de la implementacion de este sistema),
pero posteriormente es probable que el total de solicitudes crezca por efecto de
la progresiva incorporacion de una mayor cantidad de solicitudes PCT*.

A modo de ilustracion, se presentan las experiencias de México y Marruecos
acerca de la evolucion de las solicitudes de registro de patentes presentadas a
la Oficina Nacional después de su adhesion al PCT. Se seleccioné México, por
ser pais de la region; y Marruecos, por ser pais con ingresos bajo-medios® y
por existir estadisticas.

En el Grafico N2 2, se muestra la evolucién de las solicitudes totales de
patentes recibidas por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI)
en el periodo 1993-2003. Se puede apreciar que luego del ingreso al sistema
PCT (en enero de 1995) durante los dos primeros afios de vigencia (1995 y
1996) se registro una reduccidn significativa de las solicitudes de patentes
(45% y 35% con respecto a 1994). Sin embargo, a partir de 1997, el nimero de
solicitudes recibidas por extranjeros se incrementd, superando incluso el nivel
de solicitudes alcanzado en 1994 (previo a la suscripcién). Durante el afio 2001,
el nivel de solicitudes ingresadas fue de 36% mas que la cifra registrada en el
ano previo a la suscripcion, mientras que en el 2002, el nivel de solicitudes
presentadas era de 23% mas que lo registrado en ese mismo afno. Se puede
observar también que la evolucion descrita se debe a solicitudes presentadas
por extranjeros, mientras que las solicitudes presentadas por nacionales no
muestran casi ningin incremento ante la adhesion al sistema PCT.

24 El Anexo N? 1, muestra la evolucion de solicitudes PCT a nivel mundial desde el afio
2001 al 2004.
25 Segun la clasificacion realizada por el Banco Mundial.
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. Grafico N2 2
MEXICO: SOLICITUDES DE PATENTES
(1993-2003)
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México se adhiere al PCT en enero de 1995.
Fuente: Instituto Mexicano de Propiedad Industrial.
Elaboracion de los autores.

México, al igual que Pert, presenta un porcentaje pequeno de solicitudes de
nacionales como porcentaje del total de solicitudes presentadas. Luego del
ingreso al sistema PCT, dicha situacion no ha variado significativamente.

También cabe destacar que los inventores solicitan cada vez mas el registro via
el sistema PCT, en 1998 el 66% de las solicitudes se realizaba bajo el sistema
PCT, siendo el uso de los inventores mexicanos, muy bajo*. Durante los afios
siguientes, la demanda del sistema PCT se incrementa, tal que en el primer
semestre del 2004, el 83% de las solicitudes de patentes fueron realizadas por
la via del Tratado, incluso los inventores mexicanos han incrementado el uso
del sistema.

De otro lado, en el caso de Marruecos (Grafico N° 3) se puede apreciar un
fendmeno similar. Marruecos se incorpora al Tratado PCT en octubre de 1999,
durante los afios 2000 y 2001 se registré una importante caida de las solicitudes

26 Fuente: Estadisticas del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, en donde tenemos
que en 1998 se presentaron 2 solicitudes PCT, mientras que en 2003 fueron 468 de 12207,
las solicitudes presentadas por esa via.
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de registro de patentes de invencion (46% y 28% respectivamente con relacion
a 1999), mientras que el afio 2002 se incrementaron los registros en 58% con
respecto al afio anterior.

Grafico N° 3
MARRUECOS: SOLICITUDES DE PATENTES
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Marruecos se adhiere al PCT en octubre de 1999.
Fuente: Oficina Marroqui de Propiedad Intelectual y Comercial.
Elaboracion de los autores.

Considerando lo anterior, se proyectard la probable evolucion del nimero de
solicitudes de registro de patente en el Pertt tomando dos escenarios”. Para tal
fin, se hizo el supuesto de que la entrada en vigencia del PCT en nuestro pais,
seria el 01 de enero de 2008, por lo que para calcular el nimero de solicitudes
para el afio 2006 y 2007 se aplico la tasa de crecimiento promedio anual de
solicitudes del periodo 2001-2005.

En el Grafico N° 4 se pueden observar las estimaciones realizadas para estos
dos escenarios. Como se puede apreciar, durante los primeros afios posteriores
a la adhesion al PCT el ntimero de solicitudes disminuiria, esto se podria
explicar por la facilidad que brinda el PCT, principalmente a los extranjeros,
de registrar en una sola Oficina Receptora las aplicaciones para varios paises,
evitando asi iniciar el trdmite de registro en cada pais por separado. Sin
embargo, una vez que concluye la fase internacional, la solicitud PCT debe
ingresar a fase nacional, por lo que el nimero de solicitudes se incrementaria
progresivamente.

27 El escenario 1 corresponde a los datos de México y escenario 2 a Marruecos.
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) Grafico N2 4 )
SIMULACION DEL IMPACTO DE LA ADHESION AL PCT
SOLICITUDES DE PATENTES
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Fuente: Oficinas de Propiedad Industrial de Paises que constituyen los escenarios.
Elaboracion de los autores.

El grafico anterior muestra, bajo los supuestos de la simulacion, que a partir
del afio 2008, se esperaria que las solicitudes de patentes se reduzcan en 46%,
si se considera ambos escenarios. Por otro lado, segun el ejercicio realizado, se
esperaria que a partir del afio 2010 las solicitudes se incrementen a una cifra
mayor a 1000 al afio.

4.2. Impacto sobre la competencia

Como se ha mencionado el objetivo de la proteccion de los derechos de
propiedad intelectual es proveer incentivos para promover la innovacion.
La creacion de productos nuevos implica la realizaciéon de considerables
esfuerzos en investigacion, este esfuerzo no se realizaria si no existiera un
sistema de proteccion que garantice un retorno econdmico adecuado como
compensacion.

En ese sentido, el sistema de patentes es uno de los instrumentos usados para
brindar incentivos a la innovacion, a través de éste se otorga el derecho de
explotacién econdmica exclusiva (monopolio) del producto en el mercado por
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un periodo de 20 afios, tal que le permita al propietario de la patente, recuperar
la inversion realizada en el proceso de innovacion.

Claramente, desde una perspectiva estatica, el otorgar derechos de explotacion
econdmica exclusiva a un determinado agente econdmico se opone al objetivo
que persigue la politica de competencia, ya que genera barreras a la entrada
legales en el mercado en donde se comercializaria el bien con protecciéon de
patente. Sinembargo, desde una perspectiva dindmica, el proceso deinnovacion
podria generar un mayor bienestar para la economia, si es que el monopolio
usa su posicion de dominio legal para seguir innovando, ofreciendo nuevos
productos renovados sin explotar indebidamente a los consumidores.

Para algunos autores, la proteccion de los derechos de propiedad intelectual
deberia estar vinculada a una politica de competencia que incentive un
ambiente de negocios que recree la innovacion, generando a su vez una mayor
competencia entre las empresas (Sundakov y McKinlay 2004).

Para que la proteccion de los derechos de propiedad intelectual y las politicas
de competencia sean instrumentos complementarios en la mejora del bienestar
de los agentes econdmicos, cobra vital importancia la difusiéon y diseminacion
del proceso innovador. La difusion y diseminacion de los inventos genera
competencia innovadora entre empresas, que en su afan de obtener ganancias
de la explotacion econdmica monopdlica que le otorga una patente, estarian
continuamente generando nuevos productos, que satisfacen mejor las
necesidades de los consumidores, a cada vez menor precio.

Sin embargo, para que se produzca este proceso dindmico de competencia en
innovacion, se necesitan elementos adicionales a la mejora en la proteccién de
los derechos de propiedad intelectual, como por ejemplo: contar con suficiente
capital para invertir en innovacion (proceso muy riesgoso que puede involucrar
pérdidas grandes de dinero), una politica gubernamental de financiamiento
de investigacion en centros de educacion superior y un tamafo de mercado lo
suficientemente grande que permita recuperar la inversion realizada.

La adhesion del Pert1 al PCT sin contar con un sistema nacional de promocién de
la investigacion y desarrollo y sin los ingredientes antes sefialados impactaria
negativamente sobre la competencia. Al beneficiarse del PCT principalmente
empresas extranjeras, las posibilidades de mejora en la competencia como
respuesta de las empresas nacionales son muy limitadas, esto debido a que en
nuestro pais casi no existen empresas nacionales que inviertan en investigacion
y desarrollo, ni existe tampoco una politica decidida de apoyo a la ciencia y
tecnologia. Es mas el objetivo de incentivar la innovacion tecnoldgica facilitando
el ingreso de una mayor cantidad de patentes extranjeras, no tendria el efecto
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deseado debido a que en el Perti no hay un aprovechamiento real de la difusion
de la innovacion.

Dada la actual estructura y estadio de la innovacién tecnoldgica en el Pert®,
la adhesion al PCT facilitaria a las empresas transnacionales la explotacion
econoémica monopolica de sus inventos, generandose barreras a la entrada y
precios superiores a los costos marginales, reduciéndose en sentido estatico
los niveles de competencia.

Estos costos se podrian asumir, si existiera una dindmica competitiva por
parte de empresas nacionales, de aprovechar los beneficios potenciales de la
difusion y las posibilidades de transferencia tecnoldgica. Sin embargo, dada
la falta de condiciones para sacarle provecho a la innovacién realizada por
empresas extranjeras, lo que se tendria, es un probable aumento de los precios
y una reduccién en el mediano plazo de los niveles de bienestar de nuestra
economia®.

4.3. Impacto sobre la inversion extranjera directa

Uno de los principales temas de investigacion desarrollado en los tltimos afos
tiene que ver con los determinantes del flujo de inversion extranjera directa por
parte de empresas transnacionales hacia paises en vias de desarrollo. Dentro
de las principales caracteristicas de los paises que atraen inversion extranjera
se puede mencionar las siguientes: el tamafio de la economia, un bajo riesgo
de inestabilidad politica, niveles bajos de corrupcion, y la proteccion de los
derechos de propiedad intelectual.

La adhesion al PCT podria ser percibido en el contexto internacional como una
mejora en la proteccion de los derechos de propiedad intelectual. Esta idea se
deriva de la construccion de un indice de proteccion de derechos de propiedad
intelectual propuesto por Ginarte y Park (1997) en donde éste depende de
cinco aspectos evaluados. Uno de ellos esta relacionado con la adhesion a tres
acuerdos internacionales de patentes, entre los que figura el PCT.

Tomando en consideracion el indice descrito anteriormente, Smarzynska
(2002) muestra la existencia de una relacion positiva —para el caso de los paises
de Europa del Este- entre el indice de proteccion de propiedad intelectual y

28 Segun datos del CONCYTEC, los escasos recursos destinados a la inversion en
investigacion y desarrollo en nuestro pais es de apenas 0,1% del PBI en el afio 2002.

29 Ver estudios en este mismo libro, del impacto sobre los precios de conceder derechos de
exclusiva en la industria farmacéutica y en la industria agroquimica.
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la realizacion de proyectos de inversion dedicados a la produccion de bienes,
afectando de esta manera el flujo positivo de inversion extranjera directa.

Sin quitar mérito a esa observacion empirica, la mayoria de trabajos acerca de
los determinantes de la inversion demuestran que el principal determinante
de la inversion no son los derechos de propiedad intelectual sino el tamafio de
la economia. Paises con poblacion numerosa y altos niveles de PBI per capita
tienen mayor probabilidad de atraer inversion extranjera que aquellos en
donde estas variables tienen niveles bajos.

En otro estudio Mansfield (1995), para el caso de Estados Unidos, Alemania y
Japon, muestra que la mejora en la proteccion de los derechos de propiedad
intelectual tendria un efecto sobre la inversidn extranjera directa en aquellas
industrias intensivas en tecnologia. Para industrias como la produccion de
automoviles la protecciéon de los derechos de propiedad intelectual no es
relevante, debido a que el componente tecnoldgico no es muy grande si la
comparamos con industrias como farmacéuticas, cosméticas, industria quimica
y maquinaria, en donde se convierte en un factor importante.

De lo mencionado anteriormente, se podria inferir que —para paises con
industrias intensivas en alta tecnologia— existiria una relacion positiva entre la
proteccion de los derechos de propiedad intelectual y los flujos de inversion
extranjera; mientras que para paises con poco desarrollo tecnologico no habria
relacién alguna.

El Gréfico N°5 muestra la relacion entre las solicitudes de patentes (como proxy
de los derechos de propiedad intelectual) y la inversion extranjera directa, en
un grupo de paises de nivel tecnologico e ingresos medios, infiriéndose que no
existe relacion alguna entre ambas variables. El valor estimado del coeficiente
de correlacion es 0.075. Los datos son los promedio calculados entre los afios
1998 y 2002 y han sido tomados de las estadisticas del Banco Mundial®.

Tomando en cuenta la literatura y la evidencia empirica internacional, al ser
el Perti un pais de escaso desarrollo tecnoldgico e ingresos medios, se puede
colegir que la adhesion del Pert al PCT no contribuiria significativamente a
mejorar el flujo de inversion extranjera directa.

30 Losdatos de solicitudes de patentes son los mismos publicados en la OMPI: http://www.
wipo.int/ipstats/es/statistics/patents/ en donde se toman en cuenta diversos items que
pueden verse en: http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/codes/codes_patents.html
para el caso de patentes.
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Gréfico N° 5
RELACION ENTRE SOLICITUDES DE PATENTES E INVERSION EXTRANJERA
DIRECTA EN PAISES DE INGRESOS MEDIOS
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Fuente: Banco Mundial.
Elaboracion de los autores.

4.4. Impacto asimétrico sobre los flujos comerciales

En los ultimos afios, de alrededor de 860 solicitudes de patentes que recibe
anualmente la oficina de patentes del Pert, unas 825 pertenecen a residentes
extranjeros y solo alrededor de 35 a residentes nacionales®'. En este contexto,
la disminucién de los costos que trae el PCT beneficia principalmente a las
empresas y paises extranjeros, los cudles no tendran que presentar sus
solicitudes en la Oficina del INDECOPI en el Peru.

Adicionalmente, la facilitacion y simplificacion de los procedimientos para
presentar solicitudes de patentes que trae aparejado el Tratado de Derecho de
Patentes, PLT, y la disminucion de costos que origina el Tratado de Cooperacion
de Patentes, PCT, genera fuertes incentivos para que los cientos de miles de
patentes vigentes que existen en el mundo (y que no estan registradas en el
Pert) puedan designar al Perti como territorio valido para el ejercicio de sus
derechos de propiedad intelectual. Evidentemente, la decision de designar al
Perti dependera del andlisis de las empresas extranjeras acerca de la puesta
en valor de esas patentes en los mercados nacionales y de la magnitud de los
perjuicios que traiga a la empresa la “patepirateria” (la pirateria de patentes)
en el territorio nacional. Conforme avance la globalizacion de las empresas,

31 Datos promedio para los afios 2002, 2003 y 2004. Fuente: OINT, INDECOPL
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una mayor cantidad de empresas internacionales ejercera el instrumento del
PCT para proteger sus productos en el terriotorio nacional.

Ya en las secciones anteriores se ha aproximado las posibles implicancias
que esto tendria en la libre competencia y en la inversidn extranjera directa
de paises como el Perti. No hay duda que los espacios de libre competencia
temporalmente se achicaran (por lo menos durante el plazo que estén vigentes
las patentes) y no necesariamente aumentara la inversion extranjera directa por
el efecto mismo del mayor espacio en el mercado que tendrian los derechos de
propiedad intelectual.

¢(Pero, que implicancias tendria este fendmeno en los flujos comerciales entre
paises?.

Siguiendo el trabajo de Smarzynska (2002) para los paises de Europa del
Este, se encuentra que mientras mas elevados sean los indices de proteccion
de los derechos de propiedad intelectual, mayores seran los proyectos de
comercializacion y distribucion del exterior (importaciones), en vez de los
proyectos de inversion y produccién de bienes en el territorio nacional. Si
consideramos que la adhesion al PCT aumenta el indice de proteccion de los
derechos de propiedad intelectual es probable que ello cause un incremento
de las importaciones de los bienes y servicios patentados procedentes de los
Estados Unidos y otros paises productores de patentes.

Dada la facilitacion y menores costos que origina el PCT y la inmensa
asimetria en los niveles de patentamiento entre el Pert y los Estados Unidos,
ceteris paribus, las importaciones del Peru procedentes de los Estados Unidos
seran mayores a las importaciones de Estados Unidos procedentes del Peru,
originandose un mayor desbalance en la balanza del conocimiento entre el
Perty, los Estados Unidos y el resto del mundo™.

Con respecto a las exportaciones potenciales que podrian realizar los
residentes nacionales por efecto del PCT, hemos visto que para que ello ocurra
se debe incentivar la inversion en investigacion y desarrollo y la generacion de
patentes, situacion que no solo pasa por un fortalecimiento de los derechos de
propiedad intelectual, sino por el disefio de una politica integral de fomento
de la innovacién en nuestro pais.

En consecuencia, al no existir la implementacion de una politica innovadora,
podriamos argumentar que el impacto de la adhesion al PCT favorecera

32 Véase el articulo de Roca S. y Simabuko L. (2006). “La Balanza de Conocimientos y la
Propiedad intelectual en el Comercio” en este mismo libro.
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principalmente a las importaciones y no a las exportaciones, teniendo como
resultado un impacto asimétrico en los flujos comerciales.

Si asumimos que una vez implementado el PCT se mantiene la estructura
sectorial observada en el registro de patentes, se podria inferir qué sectores
productivos incrementarian sus importaciones y por lo tanto conocer los
sectores de la produccion que podrian ser perjudicados.

El Cuadro N® 2 muestra los principales sectores de la actividad econémica
donde se registran patentes en el Perti. Quimica y metalurgia, y necesidades
corrientes de la vida son las dreas de mayores patentes de no residentes. La
primera de ellas, incluye dreas como quimica inorganica, tratamiento de
agua, agua residual de alcantarilla o fangos, vidrio, cementos, fertilizantes,
explosivos, quimica orgédnica, compuestos macromoleculares organicos,
colorantes, pinturas, industria del petrdleo, aceites, grasas, detergentes,
bioquimica, metalurgia del hierro, procesos electroliticos, entre otros. Por
su parte, las “necesidades corrientes de la vida” incluye actividades como
agricultura, silvicultura, panaderia, carniceria, alimentos, tabaco, vestimenta,
calzado, joyeria, mobiliario, ciencias médicas o veterinarias, deportes, entre
otros.

Cuadro N° 2 )
REGISTROS DE PATENTES POR CLASIFICACION INTERNACIONAL
DE PATENTES?: 2000-2004

(%)

Clasificacion 2000 2001 2002 2003 2004
Necesidades corrientes de la vida 30 27 22 29 19
Técnicas industriales diversas 15 16 11 10 10
Quimica, Metalurgia 35 33 37 44 57
Textiles; Papel 2 2 3 2 1
Construcciones fijas 4 1 4 2
Mecéanica, iluminacién, armamento 5 7 3 4
Fisica 4 6 3 3
Electricidad 6 9 10 5 4
Total 100 100 100 100 100

Fuente: Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologias, INDECOPL
Elaboracion de los autores.

33 ElArreglo de Estrasburgo referente a la clasificacion internacional de patentes (1971) que
entrd en vigor en 1975, prevé una clasificacion comun para las patentes, certificados de
inventor, modelos y certificados de utilidad. “Clasificacién internacional de patentes:
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Tal como muestran los datos, los sectores productivos que se verian mas
afectados por un incremento en las importaciones son las industrias de
quimica, metalurgia y necesidades corrientes de la vida.

4.5. Impacto institucional y diseminacion de la informacion

En esta seccion se revisa brevemente el impacto del PCT en la difusion
y diseminacion de la informacién, en la institucionalidad, recursos e
infraestructura detras de los procedimientos de patentes, y en la operatividad
de las oficinas y estudios de abogados que trabajan en este rubro.

El sistema de patentes se plantea entre sus principales objetivos el incentivar
la innovacioén. El proceso innovador, a su vez, se sustenta en la difusion y
diseminacidn de los nuevos inventos o conocimientos ;cudl es el impacto que el
PCT tendria en la diseminacidn de las innovaciones, es decir, en las facilidades
que tendrian los interesados nacionales para acceder a la informacién sobre los
nuevos inventos?

El PCT al centralizar en la oficina internacional® la informacién sobre las
solicitudes de patentes favorece la concentracion de la informacion en dicha
oficina. Actualmente la informacion de las patentes que se registran en la
Oficina de Inventos del Perti se mantienen en bases de datos de acceso gratuito
a los interesados. No se sabe todavia que pasara cuando se implemente el PCT.
Podria ser que la base de informacion de la OINT se vea limitada. Si bien el uso
actual en el Pert1, de la informacién que contienen los documentos de patentes
tiene poca demanda®, la posibilidad de usar esta informacion tecnoldgica
para el mejoramiento de los procesos productivos contiene inmensidad de
aplicaciones. Lamentablemente existe en el Pert mucho desconocimiento del
tipo de informacion que contienen los documentos de patentes.

¢(Se fortalece el sistema de desarrollo de la ciencia y tecnologia con la adhesion
al PCT?

Guia de utilizacién, resumen de clases y repertorio de grupos principales”. OMPI-
OEPM (1999).

34 Segun el PCT, la Oficina Internacional decide a que entidad especializada deriva la
busqueda de informacién acerca del estado del arte del invento. Actualmente es la
Oficina Europea de Patentes la que mas prestigio tiene en este trabajo.

35 Segun informacién de la OINT del INDECOP]I, en el afio 2004, se tramitaron tan s6lo 34
solicitudes de busqueda de informacion tecnoldgica y 314 solicitudes de busqueda de
expedientes.
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Todo sistema cientifico tecnoldgico tiene entre sus pilares el acceso a bases de
datos de informacion. Estas bases de datos son altamente especializadas, muy
costosas y de dificil acceso. Los paises entrenan a los técnicos que hacen la
buisqueda de informacion tecnoldgica. E1 PCT transfiere el trabajo de busqueda
de informacién a la decision de la oficina internacional. Como consecuencia de
ello, es muy probable que gradualmente desaparezcan los especialistas locales
de busqueda de informacion tecnologica, en detrimento del sistema cientifico
tecnologico nacional.

Sibien en el PCT actual, la Oficina Nacional tiene todavia la podestad de realizar
el examen de fondo de la solicitud, la “nueva ruta del PCT” indica que esta
funcién podria ser transferida a la oficina Internacional en el futuro. De llegarse
a esa situacion, no hay duda que se podria mellar otra de las capacidades del
sistema nacional cientifico tecnoldgico. Actualmente los paises hacen esfuerzos
especiales para entrenar a especialistas en las diversas dreas de la ciencia y
la tecnologia, constituyéndose ellas en parte del acervo nacional tecnoldgico.
Muchas de estos especialistas son contratados como “examinadores de
patentes” de las oficinas de inventos nacionales. De centralizarse el examen de
fondo de las solicitudes de patentes en la oficina internacional del PCT, estas
personas tendrian que cambiar de profesidn, debilitando el sistema cientifico
tecnoldgico nacional.

Un aspecto que el PCT no resuelve es el referido a las bases de datos de
informacion tecnoldgica. Existenen el mundobases de datos especializadas pero
las mejores y mas sofisticadas son de dificil acceso y muy costosas. La mayoria
de paises en desarrollo del mundo no tienen la suficiente escala de operaciones
(aprueban muy pocas patentes y/o tienen muy pocos requerimientos de
informacidn tecnolodgica) para hacer de la compra ¢ suscripcion a estas bases
de datos, algo econdmicamente viable. El PCT agrava la situacién ya que
desplaza el analisis de las solicitudes de patentes a la Oficina Internacional,
disminuyendo la escala de operatividad de la oficina nacional. Esto aleja la
posibilidad que el sistema cientifico nacional tenga acceso a dichas bases para
fines de su desarrollo tecnoldgico.

El problema delasbases de datos se incrementa cuando debido alas magnitudes
de informacién que se maneja se requiere hardware y software especialmente
diseniado para dicho propdsito, lo cual tambien escapa a las posibilidades de
adquisicién de las oficinas nacionales.

En términos generales el PCT no ayuda a fortalecer la infraestructura ni los
recursos humanos indispensables para el desarrollo de la ciencia y la tecnologia.
No crea sinergias ni externalidades positivas en favor del fortalecimiento del
sistema cientifico tecnologico nacional.
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.Y cudl es el probable impacto sobre la operatividad de los ingresos de la
Oficina Nacional de Patentes y de los estudios de abogados que representan a
las empresas que tramitan patentes?

El PCT translada la busqueda del estado de la técnica, la publicaciéon de las
reinvindicaciones y sus modificaciones y, el examen preliminar acerca de la
novedad, nivel inventivo y aplicacion industrial de la solicitud, a la Oficina
Internacional. Al hacerlo la Oficina Nacional deja de cobrar las tasas respectivas
afectando sus ingresos regulares por esos conceptos. En el mediano plazo
se observa —conforme muestran los casos de México y Marruecos— que los
expedientes por concepto de exdmenes de fondo aumentan, aparentemente
sin llegar a compensar en términos econdmicos el nivel de ingresos previo
de estas Oficinas®. En el largo plazo, de aprobarse la “nueva ruta del PCT” y
dejar también en manos de la Oficina Internacional el examen de fondo, las
Oficinas de Patente locales se transformarian en meras oficinas de tramites de
translados de expedientes.

Los Estudios de Abogados representantes de las empresas multinacionales
que tramitan sus expedientes de patentes en la Oficina de Inventos Nacionales
tambien verian variar sus remuneraciones producto de la adhesion del Peru
al PCT. Las empresas multinacionales requeriran abogados pero en sus
lugares de origen en el extranjero y en el ambito de la oficina Internacional.
Eventualmente y con muy poca intensidad en la oficina nacional cuando surja
algin inconveniente en el examen de fondo.

5.  CONCLUSIONES

La adhesiéon del Peru al Tratado de Cooperacion en materia de Patentes,
disminuird los costos y facilitara el acceso a los derechos de propiedad
intelectual de las empresas e inventores que desean proteger sus invenciones
en el territorio nacional. Dado que el 95% de las solicitudes de patentes
en el Pert son de extranjeros y solo 5% de nacionales, el PCT favorecera
preponderantemente a las empresas extranjeras.

El Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT), junto al Tratado sobre
el Derecho de Patentes (PLT) y el futuro Tratado sobre el Derecho Sustantivo de
Patentes (SPLT), es uno de los elementos constitutivos primarios de un sistema
internacional de patentes, es decir, de un régimen uniforme sobre patentes,
tanto de la parte procesal como la sustantiva. El riesgo de ello es que podria

36 No se tiene informacion exacta al respecto.
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significar el fin de la politica de patentes como herramienta para las estrategias
de desarrollo nacionales.

En relacion a la legislacion vigente, la adhesion del Pert al PCT generard un
incumplimiento de los compromisos asumidos en el marco de la CAN, en la
medida que impide la aplicacion de disposiciones andinas (Decision 486). Al
perforar el régimen de la CAN se debilita el respeto al patrimonio bioldgico
y genético y a los conocimientos tradicionales de los pueblos indigenas,
particularmente, en las disposiciones que obligan al solicitante de una patente
de invencion acreditar el origen legal de los conocimientos tradicionales y
recursos genéticos utilizados para obtener o desarrollar la invencion.Estos
requerimientos no son necesarios en el PCT.

Dada la actual estructura de la innovacion tecnologica en nuestro pais, con
niveles de inversion infimos si la comparamos con paises desarrollados,
la adhesion al PCT, no fomentaria una dindmica competitiva en el Pert.
Se ampliaria el espacio de bienes protegidos por monopolios legales
principalmente de empresas extranjeras, que actuarian imponiendo precios
superiores a los costos marginales.

La adhesion del Pert al PCT no afectara mayormente la inversion extranjera
directa pero si fomentard las importaciones en mayor proporciéon que las
exportaciones. Las importaciones creceran mas que las exportaciones, ceteris
paribus los otros factores. Se tendrd asi un impacto asimétrico en los flujos
comerciales.

La adhesion del Pert al PCT traera el debilitamiento del sistema nacional de
ciencia y tecnologia y de los recursos técnicos e infraestructura que se utilizan
en el andlisis de los procedimientos de patentes. Quedan dudas acerca de
su impacto en la difusion y diseminacion de la informacion existente en los
documentos de patentes.

Tanto la Oficina Nacional de Inventos y Nueva Tecnologia, OINT, asi como
los Estudios de Abogados que trabajan en la intermediacion del sistema veran
afectados sus ingresos y operaciones.

6. RECOMENDACIONES

El mejoramiento en las facilidades y los menores costos para el registro de
solicitudes de patentes deberia ir acompafiada de medidas que mitiguen
el efecto asimétrico que se tendria sobre nuestra economia. Urge entre las
multiples acciones, el disefio e implementacion de un plan nacional que ayude
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a mejorar la inversion en ciencia y tecnologia que sirva para incrementar el
numero de patentes nacionales.

Otra posibilidad que se deberia tomar en cuenta, debido a que las empresas
extranjeras son las principales beneficiadas con la adhesion a este instrumento,
es el considerar la implementacion de un sistema de cuotas de registro, de tal
forma que la cantidad de patentes extranjeras registradas en nuestro pais se
sujete a una proporcion del registro de patentes nacionales en el exterior.

Se hace necesario participar activamente en las discusiones internacionales
acerca de “la nueva ruta del PCT” , asi como de los posibles efectos de la
internacionalizacion del sistema de patentes.

POSTSCRIPT: EL TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA
DE PATENTES (PCT) EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO
ENTRE EL PERU Y LOS ESTADOS UNIDOS

Durante la elaboracién de este documento se cerraron las negociaciones del
Tratado de Libre Comercio entre el Pert1 y Estados Unidos, ello ocurrié el 7 de
diciembre de 2005 después de 13 rondas de negociacion.

El Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos contempla, en el
capitulo de Propiedad Intelectual, dentro de las disposiciones generales, en
la parte de adhesion a Tratados Internacionales, que las Partes ratificaran o se
adheriran a El Tratado de Cooperacién en materia de Patentes (1970), segin
su revision y enmienda (1979), antes del 01 de enero de 2008, o en la fecha de
entrada en vigencia del TLC, cualquiera que sea mas tarde.
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SOLICITUDES PCT SEGUN PRINCIPALES PAISES

ANEXO N°1

Pais 2001 2002 2003 2004
Estados Unidos 43 053 41292 41090 41 962
Japon 11904 14 063 17 381 20138
Alemania 14 031 14 326 14 680 15031
Reino Unido 5482 5375 5205 5035
Francia 4707 5088 5162 4 676
Holanda 3410 3977 4459 4162
Suiza 2349 2756 2 865 2813
Corea 2324 2520 2951 3358
Suecia 3421 2990 2612 2 816
Canada 2114 2259 2272 2 089
Italia 1623 1982 2157 2172
Australia 1664 1760 1683 1841
Finlandia 1696 1762 1557 1674
Otros 10 451 10 237 11 080 11 607
Total 108 229 110 387 115 154 119 374

Fuente: Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual.

Elaboracion de los autores.
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